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hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 19. Dezember 2002 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt, des Richters Dipl.-Ing. Klosterhuber,
der Richterin Dr. Franz sowie des Richters Dipl.-Phys.

Dr. Kraus

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der
Patentabteilung 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
11. Dezember 2000 aufgehoben und das Patent 44 46 185 wider-

rufen.

Grinde

Auf die am 23. Dezember 1994 unter Inanspruchnahme der inneren Prioritat vom
25. August 1994, DE 44 30 012.3 sowie vom 8. September 1994, DE 44 31 912.6
beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Patentanmeldung wurde
das Patent 44 46 185 mit der Bezeichnung ,Vorrichtung zum Einkoppeln eines
UV-Laserstrahls in ein konfokales Laser-Scanmikroskop® erteilt. Veroffentli-

chungstag der Patenterteilung ist der 27. Marz 1997.

Nach Prufung eines Einspruchs hat die Patentabteilung 42 des Deutschen Patent-
und Markenamts mit Beschluss vom 11. Dezember 2000 das Patent beschrankt

aufrechterhalten.



Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden, mit der

sie den Widerruf des Patents weiterverfolgt.

Dem Beschwerdeverfahren liegen nach Hauptantrag die Patentanspriche 1 bis 5

in der im Einspruchsverfahren beschrankten Fassung zugrunde.

Der Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

1. Vorrichtung zum Einkoppeln eines UV-Laserstrahls in ein

konfokales Laser-Scanmikroskop,

- mit einem UV-Laser (1) und einer Einrichtung (3, 9) zum Parallel-
ausrichten des UV-Laserstrahls auf den Strahlengang des Laser-
Scanmikroskops (2),

- und mit einem zwischen dem UV-Laser (1) und einer Justierein-
richtung (3) angeordneten flexiblen Lichtleitfaserelement (4), das
den UV-Laserstrahl zu dem Laser-Scanmikroskop (2) leitet und
dabei die Ubertragung mechanischer Schwingungen des UV-La-
sers (1) auf das Laser-Scanmikroskop (2) verhindert,

- wobei das Lichtleitfaserelement (4) als Single-Mode-Lichtleitfaser
ausgebildet ist,

dadurch gekennzeichnet,

- dall zwischen dem Ausgang des UV-Lasers (1) und dem Ein-
gang des Lichtleitfaserelements (4) ein Strahlunterbrecher (5)
angebracht ist,

- der den UV-Laserstrahl zu dem Lichtleitfaserelement (4) nur
dann freigibt, wenn der UV-Laserstrahl fur die Bildaufnahme tat-
sachlich auch bendtigt wird und somit die UV-Belastung des

Lichtleitfaserelements (4) herabsetzt,



wobei der Strahlunterbrecher (5) automatisch mit dem Scanvor-
gang synchronisiert ist, so daf® der UV-Laserstrahl nur wahrend

dem Scanvorgang in das Lichtleitfaserelement (4) gespeist wird.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag hat folgenden Wortlaut:

1.

Vorrichtung zum Einkoppeln eines UV-Laserstrahls in ein

konfokales Laser-Scanmikroskop,

mit einem UV-Laser (1) und einer Einrichtung (3, 8) zum Parallel-
ausrichten des UV-Laserstrahls auf den Strahlengang des Laser-
Scanmikroskops (2),

und mit einem zwischen dem UV-Laser 1 und einer
Justiereinrichtung (3) angeordneten flexiblen Lichtleitfaserele-
ment (4), das den UV-Laserstrahl zu dem Laser-Scanmikroskop
(2) leitet und dabei die Ubertragung mechanischer Schwingun-
gen des UV-Lasers (1) auf das Laser-Scanmikroskop (2) vermin-
dert,

wobei das Lichtleitfaserelement (4) als Single-Mode-Lichtleitfaser
ausgebildet ist,

dadurch gekennzeichnet,

dall zwischen dem Ausgang des UV-Lasers (1) und dem Ein-
gang des Lichtleitfaserelements (4) ein Strahlunterbrecher (5)
angebracht ist,

der den UV-Laserstrahl fur die Bildaufnahme tatsachlich auch
bendtigt wird und somit die UV-Belastung des Lichtleitfaserele-
ments (4) herabsetzt,

wobei der Strahlunterbrecher (5) automatisch mit dem Scanvor-
gang synchronisiert ist, so daf® der UV-Laserstrahl nur wahrend
dem Scanvorgang in das Lichtleitfaserelement (4) gespeist wird
und dal®



- die Einrichtung (3, 8) zum Parallelausrichten des UV-Laser-
strahls auf den Strahlengang des Laser-Scanmikroskops (2) eine
Justiereinrichtung (8) aufweist, die mit sichtbarem Licht justierbar
und nach dem Justiervorgang aus dem Strahlengang des Laser-

Scanmikroskops (2) entfernbar ist.

Es sind unter anderem die Druckschriften US 5161 053 (0) und US 4 647 199

(15) in Betracht gezogen worden.

Die Einsprechende fuhrte im wesentlichen aus, der Gegenstand des Patentan-
spruchs 1 gemal® Hauptantrag unterscheide sich von der aus Druckschrift 0 be-
kannten Vorrichtung zum Einkoppeln eines UV — Laserstrahls in ein konfokales
Laser — Scanmikroskop durch die im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs
1 angegebenen Mallnahmen. Durch diese Malinahmen werde die UV - Belastung
des zwischen UV — Laser und Mikroskop angeordneten Lichtleitfaserelements
herabgesetzt und so die Lebensdauer des UV — Laser — Scanmikroskops erhoht.

Diese Weiterbildung der aus Druckschrift 0 bekannten Vorrichtung sei durch den
Stand der Technik gemaR der Druckschrift 15 nahegelegt. Denn diese Druckschrift
befasse sich mit der Schadigung optischer Elemente durch UV — Licht, die bei-
spielsweise bei einem optischen System eines mit UV — Licht arbeitenden Spekt-
ralphotometers auftrete, und gebe die Anregung, zur Verringerung der UV — Be-
lastung der optischen Elemente einen Strahlunterbrecher zwischen der UV —
Lichtquelle und dem optischen System anzuordnen und diesen automatisch so zu
betatigen, dafy UV — Licht nur dann zum optischen System gelange, wenn eine
Messung durchgeflhrt werde. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach

Hauptantrag sei daher nicht patentfahig.

Auch die im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag angegebene, zusatzliche Mal}-
nahme, den UV-Beleuchtungsstrahlengang mit sichtbarem Licht zu justieren,
konne nicht die Patentfahigkeit begrinden. Denn wegen der ausschliel3lich auf die

Bildaufnahme beschrankten Einstrahlung von UV-Licht in das Lichtleitfaserele-



ment werde flr eine Justierung des UV-Beleuchtungsstrahlengangs vor einer
Bildaufnahme selbstverstandlich Licht bendtigt, das nicht im UV-Bereich liege. Es
biete sich an, sichtbares Licht zu verwenden, da so die Justierung unmittelbar mit

dem Auge gepruft werden konne.

Die Einsprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluld aufzuheben und das Patent gemaf

Haupt- und Hilfsantrag in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen, hilfsweise das Patent mit den in
der mundlichen Verhandlung uberreichten Patentansprichen ge-
maR Hilfsantrag, im Ubrigen mit Beschreibung und Zeichnung
gemald der im Einspruchsverfahren beschrankt aufrechterhaltenen
Fassung, beschrankt aufrechtzuerhalten und die weitergehende

Beschwerde zurlickzuweisen.

Die Patentinhaberin fihrte im wesentlichen aus, die Druckschrift 0 zeige zwar eine
Vorrichtung zum Einkoppeln eines UV — Laserstrahls in ein konfokales Scan-
mikroskop gemal dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1, befasse sich aber
nicht mit der Problematik der Schadigung des zwischen Laser und Scanmikroskop
angeordneten Lichtleitfaserelements durch UV — Licht. Der Fachmann habe dem-
nach keine Motivation, diese Vorrichtung abzuandern und deshalb keine Veran-
lassung, die Druckschrift 15 in Betracht zu ziehen, zu der nur eine ex-post-Be-
trachtung fuhre. Abgesehen davon konne diese Druckschrift allenfalls die Anre-
gung geben, in der aus Druckschrift 0 bekannten Vorrichtung einen Strahlunter-
brecher zwischen UV-Laser und Lichtleitfaserelement anzuordnen. Hingegen sei
dieser Druckschrift die im Patentanspruch 1 beanspruchte automatische Betati-

gung des Strahlunterbrechers nicht entnehmbar, die mit dem Scanvorgang syn-



chronisiert sei und so gewahrleiste, dal® nur dann UV-Licht zum Lichtleitfaserele-
ment gelange, wenn eine Bildaufnahme erfolge. Wesentlich sei also, dass bei al-
len aulRerhalb des Scanvorgangs liegenden Arbeiten am Mikroskop, insbesondere
bei der Justierung des Beleuchtungstrahlengangs, kein UV-Licht in das Lichtleitfa-
serelement eingekoppelt werde, so dass die Brauchbarkeit des Lichtleitfaserele-
ments erheblich verlangert werde. Dies werde im Patentanspruch 1 gemaf Hilfs-
antrag durch die weitere MaRnahme verdeutlicht, sichtbares Licht fur das Justie-
ren des UV-Beleuchtungsstrahlengangs zu verwenden. Es erfordere somit eine
erfinderische Tatigkeit, um ausgehend von der aus Druckschrift 0 bekannten Vor-
richtung zum jeweiligen Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemaly Haupt- und

Hilfsantrag zu gelangen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Akten-

inhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist begrundet, da der Gegenstand des Patentanspruchs
1 nach Haupt- und Hilfsantrag nicht patentfahig ist. Denn er ergibt sich in nahelie-

gender Weise aus dem Stand der Technik.

A. Hauptantrag.

Die Druckschrift 0 betrifft eine Vorrichtung zum Einkoppeln eines UV-Laserstrahls
in ein konfokales Laser-Scanmikroskop mit einem Laser (31) und einer Einrichtung
(36) zum Parallelausrichten des UV-Laserstrahls auf den Strahlengang eines
Scanmikroskops (30). Zwischen dem Laser und dieser Einrichtung als Justierein-
richtung ist ein flexibles Lichtleitfaserelement (34) angeordnet, das den UV-Laser-
strahl zu dem Scanmikroskop leitet. Das Lichtleitfaserelement ist als Single-Mode-

Lichtleitfaser ausgebildet, vgl Fig 3 mit Beschreibung sowie Sp. 6, Z. 37 bis 65.



Die Flexibilitat des Lichtleitfaserelements gewahrleistet, dass die Ubertragung me-
chanischer Schwingungen des Lasers auf das Scanmikroskop vermindert wird.
Demnach ist aus der Druckschrift 0 eine Vorrichtung mit allem Merkmalen geman

dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag bekannt.

Beim Betrieb dieser Vorrichtung mit der fur eine Bildaufnahme erforderlichen UV-
Lichtintensitat stellt sich heraus, dass mit zunehmender Dauer der UV-Licht-Be-
lastung des Lichtleitfaserelements die Intensitat des vom Lichtleitfaserelement
ubertragenen UV-Lichts abnimmt, bis schlieRlich eine Bildaufnahme nicht mehr
maoglich ist. Die Vorrichtung wird somit wegen der bleibenden, zu einer vermin-
derten Transmission fihrenden Schadigung des Lichtleitfaserelements unbrauch-
bar, hat also eine begrenzte Lebensdauer, so dass das Lichtleitfaserelement aus-
getauscht werden muf. Da aus Kostengriinden ein standiger Austausch des
Lichtleitfaserelements nach verhaltnismaRig kurzem Dauerbetrieb keine prakti-
kable Losung ist, wird der Fachmann, ein mit der Entwicklung von Beleuchtungs-
systemen fur optische Instrumente befasster Diplom-Physiker, bestrebt sein, die
Brauchbarkeit des Lichtleitfaserelements zu verlangern bzw die Lebensdauer der
Vorrichtung und damit des Scanmikroskops zu erhohen, vgl die in der Patent-
schrift DE 44 46 185 C2, Sp.1, Z.68 bis Sp. 2, Z.2 angegebene Aufgabe.

Eine Anregung zur Lésung dieses Problems erhalt der Fachmann aus der Druck-
schrift 15, die sich mit der UV-Licht bedingten Schadigung optischer Elemente in
einer Beleuchtungseinrichtung fur ein UV-Spektralphotometer befal3t. Denn dieser
Druckschrift ist entnehmbar, einen Strahlunterbrecher (5) zwischen dem Ausgang
einer UV-Lichtquelle (1) und der Lichteintrittsseite des optischen Systems (3, 6, 9)
der Beleuchtungseinrichtung anzuordnen und den Strahlunterbrecher automatisch
so zu betatigen, dal® UV-Licht nur dann zum optischen System gelangt, wenn es
fur eine Messung bendtigt wird, vgl Fig 1 mit Beschreibung sowie Sp. 1, Z. 9 bis
26 und Abstract. Durch die ausschlief3lich auf den Messvorgang beschrankte UV-

Licht-Belastung des optischen Systems wird demnach dessen Brauchbarkeit bzw



Standzeit im Vergleich zu einer bei ununterbrochener UV-Licht-Belastung erzielba-
ren Standzeit verlangert.

Zur Verlangerung der Brauchbarkeit des Lichtleitfaserelements bei der aus Druck-
schrift 0 bekannten Vorrichtung liegt es somit nahe, zwischen dem UV-Laser und
dem Lichtleitfaserelement einen Strahlunterbrecher anzuordnen und diesen auto-
matisch so zu betatigen, dal® UV-Licht nur dann in das Lichtleitfaserelement und
das Scanmikroskop gelangt, wenn es flr eine Messung bzw Bildaufnahme eines
Objekts bendtigt wird. Da die Messung bzw Bildaufnahme durch Scannen des
Objekts erfolgt, liegt es auf der Hand, die automatische Betatigung des Strahlun-
terbrechers mit dem Scanvorgang zu synchronisieren, so dafy UV-Licht nur wah-

rend des Scanvorgangs dem Lichtleitfaserelement zugefuhrt wird.

Damit gelangt der Fachmann ohne erfinderische Tatigkeit zum Gegenstand des

Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag.

B. Hilfsantrag.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag ergibt sich aus der Zusammenfassung des
Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und des Patentanspruchs 5 in der erteilten
Fassung, der sich auf die im Oberbegriff des Patentanspruch 1 nach Hauptantrag
erwahnte Justiereinrichtung bezieht und besagt, dass diese mit sichtbarem Licht
justierbar und nach dem Justiervorgang aus dem Strahlengang des Scan-
mikroskops entfernbar ist. Auch diese weiteren Mallnahmen konnen die Patentfa-
higkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag nicht begrin-
den. Denn fur die einer Messung bzw Bildaufnahme vorausgehenden Arbeiten,
wie das Aufsuchen und Ausrichten von zu untersuchenden Objektbereichen oder
auch das Justieren des Beleuchtungsstrahlengangs, muss zwangslaufig Licht
verwendet werden, das nicht im UV-Bereich liegt, wenn die Einleitung von UV-
Licht in das Lichtleitfaserelement und Scanmikroskop ausschliel3lich auf die Bild-
aufnahme beschrankt ist, wie zum Hauptantrag ausgefihrt wurde. Zudem ist es in

der UV-Mikroskopie ublich, die vorbereitenden Arbeiten im sichtbaren Licht durch-
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zufihren, um bequemer arbeiten zu kdénnen, da sichtbares Licht die unmittelbare
Erfassung der Arbeitsergebnisse mit dem Auge ermdglicht. Es liegt somit nahe,
die Justierung bei der Vorrichtung mit den Merkmalen gemaR Patentanspruch 1
nach Hauptantrag mit sichtbarem Licht vorzunehmen, wobei die Justiervorrich-
tung, wenn sie nur fur das sichtbare Licht bendétigt wird, selbstverstandlich nach
dem Justiervorgang aus dem Beleuchtungsstrahlengang entfernbar ist. Zu den ub-
rigen Merkmalen des Patentanspruchs 1 wird auf die Ausfuhrungen zum Haupt-

antrag hingewiesen.

Demnach beruht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemaly Hilfsantrag

ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Dr. Winterfeldt Klosterhuber Dr. Franz Dr. Kraus
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